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Reponse a opinio n ecrite de 1'examen preliminaire international. 

Messieurs, 

Par la presente, nous repondons a la premiere opinion 6crite emise par radministration 
chargee de l'examen preliminaire international de la demande citee en reference. 

A propos de cette deuxieme opinion ecrite la demanderesse tient a faire les commentaires 
suivants : 

- concernant le point 2 de Topinion : 

; ) la demanderesse note avec satisfaction que rexaminateur s ! est rendu a ses arguments 
concernant 1'unite de Tinvention et a demande le remboursement de la taxe additiormelle 
payee par elle. 

- concernant le point 3 de Topinion : 

Texaminateur conteste la nouveaute des revendications 1 a 15 en regard des documents Dl et 
D2 cites. 

Le document Dl ( ZHOU et al, P.N.A.S., vol.90, 1993) conceme Identification dans la 
region HLA de classe I, d ! un gene exprime tardivement dans la differenciation du 
keratinocyte. 

Ce document rapporte les resultats des experiences ayant conduit a Identification d ! une 
sequence proche mais neanmoins differente de la sequence de la proteine introduce dans la 
composition de notre invention. 

En effet, Texaminateur voudra bien noter que les differences suivantes apparaissent daiis 
Tenchainement d'acides amines des sequences du document Dl et de la demande pendante : 
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document Dl 


demande pendante 


position 


acide amine [enchainement -laa+1] 


position 


acide amine 


2 


L (Leu) [MLA] (MetLeuAla) 


18 


M (Met) [MMA] (MetMetAla) 


31 


C (Arg) [TCI] (ThrCysne] 


47 


R (Arg) [TAI] (ThrArglle) 


392-394 


SGL (SerGlyLeu) 


408-410 


AGS (ArgGlySer) 


485-486 


IS (fm) (IleSer) 


501-502 


DI (suite) (Asplle) 



L'examinateur voudra bien noter qu'outre les differences en acides amines intervenant dans le 

cours de la sequence, la difference majeure intervient au niveau des acides amines 485-48.6 

(Zhou) c'est a dire 501-502 (demande pendante), puisque la proteine decrite par Zhou se 

termine en position 502 alors que celle de la demande pendante non seulement presente des 

acides amines 501-502 differents mais se poursuit sur 27 acides amines supplementaires. 

II faut remarquer que la sequence de Zhou n'est pas une sequence incomplete decrite par ces 

auteurs mais bien une sequence complete dont la fin resulte de la presence dans le gene S 

decrit par ces auteurs dont elle est issue d'un codon "stop" mettant fin a la proteine. 

II est done faux de pr&endre que le document Dl decrit strictement la proteine de la demande 

pendante. 

De plus, ce document ne fait que decrire une sequence proche de celle de la demande 
pendante. EL ne decrit aucune composition ni utilisation potentielle de cette proteine. 
La demanderesse refute done Tobjection de nouveaute a rencontre de la demande pendante au 
regard du document D 1 . 

Le document D2 (Lundstrom et aL, Arch. Dermatol. Res., vol. 286, 1994) decrit une 
caractSrisation biochimique d ! une proteine du stratum comeum de poids moleculaire apparent 
compris entre 33 et 48 kDa. 

L'examinateur voudra bien d f abord reconnaitre que le document D2 ne decrit pas de sequence 
d'acides amines. Le document D2 n'entache done pas la nouveaute de la revendication L 

Ensuite, l'examinateur voudra bien prendre note que la demande pendante decrit une proteine 
dont le poids moleculaire est compris entre 50 et 60 kDA, preferentiellement entre 52 et 56 
kDA. Cette seule caracteristique suffit a demontrer que le document D2 ne decrit pas 
strictement la proteine de la demande pendante. 

Enfin, l'Examinateur reconnaitra aussi que le document D2 ne decrit aucune composition ni 
utilisation potentielle de l'objet de la demande pendante. Ce document n ! affecte done pas la 
nouveaute de l'invention objet de la demande pendante. 

En conclusion, la demanderesse refute l'argumentation de l'examinateur qui veut que "la 
sequence en acides amines de la revendication 1 soit une caracteristique intrinseque du 
polypeptide decrit dans Dl et D2". Comment cela se pourrait-il avec : dans Dl une sequence 
differente en acides amines et plus courte que dans la demande pendante, et dans D2 pas de 
sequence, pas de composition et la description d'une proteine de poids moleculaire inferieur a 
celui de celle de la demande pendante ? 




Quant aux allegations de l'examinateur a propos de la "routine" relative a la determination des 
sequences en acides amines, la demanderesse compare ces allegations a celles qui voudraient 
que deux compositions cosmetiques soient identiques parce qu'il est de routine de les preparer 
dans le meme melangeur. Dans chacun des cas encore faut-il pouvoir introduire dans 
Tappareil les ingredients et surtout les bons ingredients. 

La demanderesse renvoie rExaminateur a la jurisprudence de l'Office Europeen des Brevets 
qui s'est maintes fois prononcee dans des affaires similaires en particulier dans l'affaire 
T8 16/90 dans la chambre a affirme "mime lorsque Von peut concevoir en theorie une 
approche directe pour resoudre un probleme technique specifique, Vhomme du metier peut 
rencontrer des difficultes inattendues lors de la mise en pratique de la strategie congue. En 
Tespece, l'Examinateur voudra bien se referer au texte de la description de la demande 
pendante qui explique clairement que les principals difficultes dans la mise en oeuvre de ce 
que TExaminateur appelle "la routine" r^sidaient dans "/a faible representation parmi les 
proteines de Vepiderme, la grande instability et la sensibilite elevee aux proteases (de la 
proteine de I 'invention/'. Ainsi, s'il etait evident pour la demanderesse de tenter l'exp&ience, 
cela ne signifiait pas forcement qu'elle avait une chance raisonnable de reussite (T 187/93). 

La demanderesse ne voit vraiment aucune pertinence a Tencontre de la nouveaut6 des 
revendications 1 a 15 de la demande pendante dans les documents Dl et D2 cit6s par 
Texaminateur, aucun de ces deux documents ne decrivant la sequence en acides amin6s de la 
demande pendante et encore moins une composition comprenant un polypeptide presentant 
ladite sequence. 

Les revendications 1 a 15 de la demande pendante sont nouvelles au regard de Tart anterieur 
cite et la demanderesse demande que TExaminateur modifie ses conclusions et retire 
l 1 objection de nouveaute du point 3 de Topinion ecrite. 

- concemant le point 4 de Topinion : 

Texaminateur rejette les revendications 16, 17 et 24 a 31 pour defaut d'activite inventive sous 
le pretexte que les utilisations envisagees seraient soit suggerees soit conventionnelles. 
D ! abord la demanderesse note que contrairement aux dires de Texaminateur le resume de Dl 
ne suggere absolument pas Timplication de la proteine decrite par les auteurs de cet article 
dans la cohesion cellulaire. II est suggere dans ce document que ladite proline pourrait avoir 
un role dans "le programme de developpement des keratinocytes en cours de differenciation". 
Ceci n ! a rien a voir avec la cohesion cellulaire. 

Quant au document D2, dans la mesure ou il ne decrit pas la proteine de la demande pendante 3 
toutes les allegations sont possibles. Mais on ne peut pas dire que D2 suggere l'implication de 
la proteine de la demande pendante dans la cohesion cellulaire, puisqu'il decrit une proteine 
differente, de poids moleculaire inferieur. 

Enfin concemant les utilisations potentielles, dans la mesure ou les molecules de la demande 
pendante sont nouvelles rien n f empeche d T en revendiquer toutes les utilisations envisageables 
dans la mesure ou celles-ci tireront leur nouveaute de la nouveaute des desdites molecules. 

La demanderesse demande respectueusement a Texaminateur de retirer son argumentation du 
point 4 de l'opinion qui n'a vraiment pas lieu d ! etre. 



- concemant le point 5 de ropinion : 

1'examinateur, qui apparemment fait une confusion entre differents documents, conteste de 
nouveau la nouveaute de la sequence d6crite a la revendication et des compositions la 
contenant 

Si lTExaminateur veut parler du document Dl (P.N.A.S.) la demanderesse a demontre ci- 
dessus pourquoi la sequence decrite dans la revendication 1 est nouvelle par rapport a ce 
document et renvoie l'examinateur a cette demonstration. Elle rappelle simplement qu ! en 
terme de nouveaute d'une invention, celle-ci s'appr6cie au sens strict et qu'en 1'espece du 
present dossier, la revendication 1 decrit une composition et que le document Dl ne decrit pas 
de composition. 

Si l'examinateur veut parler du document D3 du rapport de recherche (Simon et al.), (ce que le 
point 11 de ropinion semble contredire), la demanderesse fait remarquer que la demande 
pendante beneficie d ? une date de priorite anterieure k la date de publication dudit document 
meme si la demande pendante n f a ete depos£e qu'apres ladite publication (document P). La 
demanderesse se permet de demander k l'examinateur de se referer a la regie 64.1a)b) du traite 
> } de cooperation en matiere de brevet qui precise "Vetat de la technique owe fins de Vexamen 
preliminaire international?'. Les documents P sont tres precisement exclus de cet examen (ce 
que rappelle d'ailleurs l'examinateur au point 1 1 de ropinion). 

La demanderesse demande done respectueusement a l'examinateur de retirer son 
argumentation du point 5 de l'opinion qui n ! a pas lieu d'etre. 

- concemant le point 6 de l'opinion : la demanderesse ne voit pas la necessite de se conformer 
a la regie 5.1a)ii)PCT, puisque aucun des documents Dl, D2 et D3 ne sont pertinents. 

- concemant le point 7 de ropinion : la demanderesse ne voit pas la necessite d'apporter cette 
precision dans les revendications 8 et 12, puisque la methode de determination du poids 
moleculaire est parfaitement decrite dans la demande (voir page 7, lignes23-25 de la demande 
telle que publiee). 

- concemant le point 8 de ropinion : outre que le document annonce par Texaminateur comme 
:) joint a Topinion ne Tetait en realite pas, la demanderesse qui connait bien ce type de document 

sait pertinemment qu r il ne decrit pas de compositions cosmetique ou pharmaceutique 
comprenant Tune au moins desdites proteases actives sur le polypeptide decrit dans 
Tinvention. 

Une fois encore Tappreciation au sens strict de la nouveaute fait defaut a Texaminateur, qui ne 
peut pas dire que Tobjet de la revendication 18 est decrit dans le document (qu f il n ! a pas 
fourni). 

La demanderesse demande done respectueusement a l'examinateur de retirer son 
argumentation du point 8 de Topinion qui vraiment pas lieu d'etre. 

- concemant le point 9 de ropinion : la demanderesse considere qu'il n f a pas lieu d'etre, la 
revendication 19 etant dependante de la revendication 18. 

- concemant le point 10 de ropinion : la demanderesse ne connait aucune disposition du Traite 
de Cooperation en matiere de Brevet qui veuille que la validite d'une revendication depende 
"d'une substantielle demonstration des proprietes revendiquees" . 



La demanderesse demande done respectueusement a Texaminateur de retirer son 
argumentation du point 10 de l'opinion qui vraiment pas lieu d'etre. 

En conclusion la demande pendante satisfait a r ensemble des criteres figurant a la regie 1 3 
PCT relative & Tunite ^invention et aux articles 33(2) PCT et 33(3) PCT, l'objet des 
revendications 1 k 22 etant nouveau au vu de l'Stat de la technique tel que d6fini dans le 
reglement d'execution (regie 64(l)-(3) PCT) et impliquant une activite inventive telle que 
definie dans le reglement d ! ex6cution (regie 65(1)(2) PCT). 

La demande pendante repond done aux exigences du traite de cooperation en matiere de 
brevets. La demanderesse demande respectueusement a Texaminateur d f 6tablir, dans le rapport 
d'examen preliminaire, qu'il en est ainsi. 

Nous vous prions d'agreer, Monsieur, l f expression de nos salutations distinguees. 




Beatrice TEZIER HERMAN 
Departement Propriete Industrielle 
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